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Agradeço, honrada, o convite para participar de tão relevante 
evento cultural que, gentilmente me foi formulado pelo presidente dr. 
Gustavo Leonardos, oportunidade que propiciará a ampliação dos 
horizontes e novos prismas de compreensão das complexas questões que 
suscita a Propriedade Intelectual. 
O Direito da Propriedade Intelectual é gênero, que pode ser 
dividido em duas grandes áreas: A do Direito do Autor, compreendendo a 
proteção que se dá à obra artística e literária, e a do Direito da 
Propriedade Industrial, que cuida da defesa de marcas e patentes. 
Infelizmente, nesta sede seria impossível promover uma 
análise completa dessa modalidade de direitos em ambas as suas 
acepções. Dado o exíguo espaço de tempo de que dispomos, aceitar tal 
desafio nos colocaria diante do sério risco de que, na ânsia de falar sobre 
tudo, acabássemos falando sobre nada. Assim, peço vênia aos ouvintes 
para tecer, nesta oportunidade, apenas algumas considerações 
relacionadas a esta segunda área: a da propriedade industrial. 
 
1. ORIGEM HISTÓRICA 
É desde 1300, na Inglaterra que surgiu um dos primeiros 
Estatutos que determinava o uso obrigatório de marcas para distinguir a 
origem de objetos de prata. Essa remota medida tinha o objetivo precípuo 
de proteger o consumidor. Seguiram-se outras tantas iniciativas, como em 
1330 o monopólio da fabricação de vidros e em 1469 a exploração da 
indústria da impressão. 
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No Brasil, a primeira iniciativa que se tem notícia de proteção 
intelectual foi o Alvará de 28 de abril de 1809; expedido pelo Príncipe 
Regente D. João VI, que determinava que os inventores e produtores 
apresentassem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio e 
que, reconhecendo a verdade do fundamento dele, concedesse o privilégio 
exclusivo de 14 anos, prazo para que toda a Nação gozasse do fruto da 
invenção. 
A tendência à criação de mecanismos nacionais e 
internacionais para a proteção desse feixe de direitos se acentuou após as 
duas Grandes Guerras. 
Assim, maiores avanços foram promovidos por meio da 
celebração da Convenção de Estocolmo, que criou a Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual (OMPI) e, por ocasião da Rodada do Uruguai do 
GATT, em 1986, com a Criação da Organização Mundial do Comércio 
(OMC) e a inclusão, no Acordo Geral sobre sua constituição, dos 
dispositivos TRIPS (iniciais, em inglês, para definir o Acordo relativo aos 
Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o 
Comércio). 
 
2. DESAFIOS DA ATUALIDADE 
A evolução supra descrita não se acomodou na atualidade. Ao 
contrário, chega a nós viva, pulsante, num momento em que grandes 
desafios se impõem. Para tanto, basta relembrar a intensa discussão que 
foi travada, no Congresso Nacional, no início dos anos 90, acerca da 
possibilidade de se conferir proteção aos processos e fórmulas para a 
elaboração de produtos farmacêuticos e químicos, durante a tramitação 
do projeto que culminou com a edição da Lei n° 9.787/1999. 
Enquanto vigente a Lei n° 5772/91, tal proteção era 
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profundo descontentamento, sobretudo dos países mais desenvolvidos. 
Tamanha foi a pressão internacional no sentido da modificação desse 
status que, no ano de 1988, os Estados Unidos da América chegaram a 
impor severas sanções comerciais ao Brasil, sanções essas que incluíam a 
taxação em 100% sobre alguns produtos brasileiros. Tal sanção somente 
foi levantada no ano de 1990, com o compromisso assumido pelo governo 
então empossado, de renovar a legislação brasileira a respeito da 
propriedade industrial (Di Blasi, Gabriel. A propriedade intelectual. p. 7 e 
seguintes) 
Todavia, mesmo tendo sido cumprido o compromisso 
assumido pelo Governo Brasileiro, com a inclusão na Lei n° 9.787/1999 de 
proteção a referidas modalidades de direito, a discussão não se encerrou. 
Tenho certeza de que está viva na memória de todos a intensa disputa, 
travada recentemente pelo governo brasileiro na Organização Mundial do 
Comércio, visando à quebra das patentes de produtos farmacêuticos, com 
vistas ao supremo interesse público no mais adequado tratamento de 
doenças graves, como a Aids. 
A partir desses dois exemplos, vê-se claramente os dois 
principais feixes de interesses que devem ser contemplados na regulação 
do direito da propriedade industrial: De um lado, a necessidade de 
proteger o direito de exploração exclusiva, por seus criadores, de 
determinado produto ou fórmula, como meio de viabilizar que novas 
pesquisas sejam financiadas e desenvolvidas para a continuidade do 
processo de inovação tecnológica; e, de outro lado, a necessidade de se 
promover, à população em geral, o acesso a novas tecnologias a baixo 
custo. 
O Direito de Propriedade Industrial, com isso, desvia-se, de 
certa maneira, do campo de abrangência do Direito Civil clássico, 
encaminhando-se para o campo do Direito Concorrencial, cujos modernos 
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tendências. (cf. Calixto Salomão Filho, Maristela Basso e Fabrício Pasquot 
Polido, Propriedade Intelectual e Preços Diferenciados de Medicamentos 
Essenciais: Políticas de Saúde Pública para Países em Desenvolvimento, in 
Revista de Direito Público da Economia, RDPE n° 11, p. 63-97). 
 
3. TENDÊNCIA À PREVENÇÃO DA LESÃO 
 
Da indenização por violação dos direitos de propriedade 
intelectual. 
A indenização por violação de um direito tem, como escopo, a 
restituição do titular desse direito, tanto quanto possível, ao seu status 
quo anterior. Naturalmente, não é possível a reparação do status anterior 
em todas as hipóteses. Por exemplo, nas hipóteses de dano material, em 
que pese ser possível uma reposição bastante precisa dos danos 
pretéritos, os lucros cessantes somente podem ser reparados por 
aproximação. Da mesma forma, nas hipóteses em que a ofensa tem 
conteúdo moral, a reparação do bem jurídico lesado é impossível, de 
modo que se procura apenas promover compensação ao ofendido. 
 Assim, tendo em vista, por um lado, que as conseqüências de 
um ato ilícito no âmbito do direito de propriedade industrial são de difícil 
mensuração e, por outro lado, que há uma segurança bastante razoável 
no que diz respeito ao controle acerca do direito do titular de uma marca 
ou patente (segurança essa conferida pela existência do respectivo 
registro), a Lei n° 9.279/96 procura, na medida do possível, fomentar a 
prevenção de lesões. 
É o artigo 209 da Lei n° 9.279/96, que, nos processos 
instaurados para a discussão da violação do direito de propriedade 
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poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano 
irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente 
a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da 
citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em 
dinheiro ou garantia fidejussória. 
 
Tal disposição, incluída de maneira específica para possibilitar 
sua utilização em processos em que se discute a violação ao direito de 
propriedade intelectual, está a demonstrar a importância da proteção 
desses direitos contra eventuais violações. 
Ao se permitir a contrafação de um produto ou de uma marca, 
por exemplo, não apenas resta prejudicado o titular da marca ou da 
patente sobre esse produto, mas também o consumidor que, iludido, 
adquire a mercadoria falsificada. 
Deste modo, é importante que o aplicador do direito, ao se 
deparar com uma questão que envolva a violação de direito sobre a marca 
ou sobre patentes, tenha bastante bom senso ao avaliar as circunstâncias 
concretas e, conforme o caso, tenha coragem para deferir, ainda que sem 
a oitiva do réu, uma medida liminar evitando que seja causada uma lesão 
de grande monta ao autor e à sociedade. 
Não se pode jamais perder de vista que, quando o Poder 
Judiciário está diante da decisão acerca de uma medida liminar, dizer 
"sim" e dizer "não" são duas faces da mesma moeda. Indeferir a medida 
liminar solicitada pela parte que apresente evidências de titularidade 
sobre o direito em causa, é o mesmo que deferi-la ao inverso, a quem 
evidentemente não tem esse direito. 
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Colocando de lado, todavia, a possibilidade de se evitar que 
seja causado o dano, resta saber como proceder nas hipóteses em que 
seja necessário determinar a sua efetiva reparação. Os danos materiais 
pretéritos normalmente não suscitam muitas dúvidas. Eles são reparados 
mediante a respectiva comprovação. 
Quanto aos lucros cessantes, porém, os critérios a serem 
adotados são os que foram estabelecidos pela Lei n° 9.279/96 
especificamente para essa hipótese. A respeito do assunto, essa lei 
dispõe, em seu artigo 210: 
 
Art. 210 – Os lucros cessantes serão determinados pelo 
critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: 
 I. os benefícios que o prejudicado teria auferido se a 
violação não tivesse ocorrido; ou 
II. os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação 
do direito; ou 
III. a remuneração que o autor da violação teria pago ao 
titular do direito violado pela concessão de uma licença que 
lhe permitisse legalmente explorar o bem. 
 
Note-se que ao estipular três critérios autônomos para o 
cálculo dos lucros cessantes, a Lei de Propriedade Industrial inova. 
A disciplina tradicional indicaria a indenização dos lucros 
cessantes mediante o critério exposto no item "I" dessa norma, ou seja, 
mediante a apuração dos benefícios que decorreriam da ausência de 
violação. 
Para os fins da Lei n° 9.279/96, porém, duas outras 
alternativas são colocadas à disposição do julgador, ampliando, 
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Caberia, aqui, indagar a quem compete a determinação da 
modalidade de reparação dos lucros cessantes. Com efeito, a Lei 
determina que, dentre os três critérios possíveis, seja selecionado o mais 
favorável ao autor. Em muitas hipóteses, a apuração do critério mais 
favorável não é possível no momento da propositura da demanda, e nem 
mesmo no momento da prolação da sentença. Destarte, ao menos em 
princípio, não seria ônus do autor individualizar, desde logo, a modalidade 
de apuração. Tal individualização poderia ser relegada para a fase de 
liquidação de sentença. 
É importante mencionar, ainda, que os lucros cessantes 
apresentam mais uma peculiaridade. Por muito tempo se defendeu, no 
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a idéia de que apenas se poderia 
falar em danos materiais decorrentes de contrafação de produtos, nas 
hipóteses em que comprovada a respectiva comercialização. Nesse 
sentido, podem-se citar os seguintes precedentes: REsp n° 101.059/RJ, 
Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 7/4/1997, REsp n° 
115.088/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJ 7/8/2000, 
REsp n° 101.118/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta 
Turma, DJ 11/9/2000 e REsp n° 316.275/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de 
Aguiar, Quarta Turma, DJ 12/11/2001. 
Todavia, no julgamento do REsp n° 466.761 /RJ (DJ de 
4/8/2003), do qual fui relatora, propus a revisão desse posicionamento. 
Tratava-se de processo de grande repercussão, porquanto versava sobre 
ampla falsificação, promovida pelo réu, de produtos da conhecida grife 
Louis Vuitton. Tendo em vista a notoriedade dessa marca e a importância, 
aos olhos de seu público-alvo, que tinha o fator confiança quanto à 
aquisição de um produto legítimo, ponderei:  
 
a indenização por danos morais não possui como 
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'vulgarização do produto e a depreciação da reputação 
comercial do titular da marca levadas a cabo pela prática de 
falsificação. (...) Aquele que estaria disposto a comprar, por 
uma soma considerável, produto exclusivo, elaborado pelo 
titular da marca em atenção a diversos padrões de 
qualidade, durabilidade e segurança, não mais o faria se tal 
produto fosse vulgarizado por meio de uma falsificação 
generalizada. 
 
A partir dessa idéia, concluí que  
a falsificação, por si só, provoca substancial redução no 
faturamento a ser obtido com a venda do produto 
distinguido pela marca registrada, o que autoriza, em 
conseqüência, a reparação dos danos materiais.  
O julgamento foi unânime. 
Quanto aos danos morais, não há motivos para se afastar a 
possibilidade de se determinar sua indenização. No mesmo precedente 
supra mencionado, relativo à falsificação de bolsas Louis Vuitton, foi 
também reconhecido à autora o direito a receber reparação pelo dano 
moral causado, reparação essa fixada em R$ 50 mil. 
 
5. COMPETÊNCIA 
Uma observação importante que deve ser feita, diz respeito à 
competência para a propositura da ação de reparação de danos por 
violação ora comentada. Em recente precedente de minha relataria, a 
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de 
sustentar que a ação para a reparação de danos decorrentes de violação 
de um direito de propriedade industrial pode ser proposta, tanto no foro 
do autor, como no foro do réu. Trata-se do REsp n° 681.007/DF, cuja 
decisão foi publicada no DJ de 22/5/2006. 
O fundamento desse julgado está em notar que a 
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antigos, no sentido de que o direito de escolha do foro para a propositura 
da ação de reparação de dano decorrente de delito não depende do seu 
prévio reconhecimento em processo criminal. Isso porque o artigo 100, 
parágrafo único, do CPC, abrange tanto as hipóteses de ilícito civil, como 
criminal. Nesse sentido, podem-se citar, entre outros, os seguintes 
precedentes: REsp. n° 604.553/MG, Rel. Min. Pádua Ribeiro, DJ de 
24/11/2003; REsp n° 56.867/MG, Rel. Min. Costa Leite; e REsp n° 
612.758/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 6/12/2004. 
Disso decorre a possibilidade de aplicação, para essas 
hipóteses, da referida regra do artigo 100, parágrafo único, do CPC. 
É importante, por outro lado, observar que, mesmo 
entendendo inaplicável à hipótese o referido artigo 100, parágrafo único 
do CPC, ainda assim a grande maioria das ações que visem à indenização 
por lesão a direitos da propriedade industrial poderiam ser propostas em 
mais de um foro. Isso porque, nessas hipóteses, o dano causado pela 
irregular utilização da marca se difunde por toda uma região (e, às vezes, 
por todo o país), de modo que em qualquer local se pode pleitear a 
respectiva reparação. 
Nesse sentido foi o posicionamento do Superior Tribunal de 
Justiça por ocasião da decisão do REsp n° 209.242/ES, relatado pelo Min. 
Barros Monteiro, cuja decisão foi publicada no DJ de 24/11/2003. 
É importante mencionar também, por outro lado, que não se 
trata de questão pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Há 
precedente em sentido contrário, exarado no REsp n° 715.356/RS, 
relatado pelo Min. César Asfor Rocha, cuja decisão foi publicada no DJ de 
6/3/2006. 
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A legitimidade ativa para a propositura da ação visando a 
indenização não é apenas do titular da marca ou da patente 
indevidamente utilizada. O processo pode, também, ser ajuizado por 
quem lhe represente, ou esteja dotado de licença para uso da patente ou 
da marca. 
A licença referida está prevista na Lei n° 9.279/96, em seus 
artigos 61 e seguintes, quanto às patentes, artigos 139 e seguintes, 
quanto às marcas. Nesse sentido, pode ser citado o REsp. n° 466.360/ES, 
de minha relataria, publicado no DJ de 20/10/2003. 
O interesse de agir, em suas modalidades necessidade e 
adequação da medida, não apresenta maiores dificuldades. 
Quanto à necessidade, é possível ao titular da marca ou da 
patente agir diante de qualquer evento que, concretamente, represente 
ameaça de lesão a seu direito. 
Quanto à adequação da medida, a proteção à propriedade 
industrial se faz mediante a propositura de medidas cautelares de busca e 
apreensão, tanto no âmbito civil como no âmbito criminal, ou mediante 
ação de procedimento ordinário, na qual, como já exposto, é admissível a 
formulação de pedido de antecipação de tutela. Conforme frisei por 
ocasião do julgamento do REsp n° 685.560/RS, de minha relataria (DJ de 
11/4/2005), "a Lei 9.279/96, que é lei de direito material, apenas 
assegura à parte lesada o direito de requerer liminarmente a sustação da 
violação do direito de patente ou de ato que a enseje.", de modo que o 
julgador há de se orientar pelos dispositivos constantes do CPC, que contém 
regras específicas e claras a respeito da concessão de pedidos liminares, seja em 
sede de cautelar, seja em sede de antecipação dos efeitos da tutela. 
7. LIMITAÇÕES 
Naturalmente, todas as medidas descritas acima, a serem 
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à exclusividade em sua exploração, sofrem também limitações. A 
finalidade da legislação, conforme já exposto, não é apenas a de defender 
os titulares de marcas e patentes, mas também o de promover "o 
interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país" (Lei n° 
9.279/96, artigo 2º; CF, artigo 5º, inc. XXIX). 
As limitações aqui mencionadas não são apenas as 
decorrentes da impossibilidade de registro de determinados produtos 
(como os relacionados no artigo 10 e seus incisos, na Lei n° 9.279/96), ou 
marcas (artigo 124 e seus incisos, da mesma lei). Também é possível 
argumentar com a limitação dessa propriedade em outras hipóteses, 
desde que tal medida se justifique por um interesse público. Como 
exemplo, pode-se falar do processo de quebra de patentes, acima 
referido, ou da política de preços diferenciados para medicamentos e de 
outras medidas dessa natureza (cf. Calixto Salomão Filho, Maristela Basso 
e Fabrício Pasquot Polido, Propriedade Intelectual e Preços Diferenciados 
de Medicamentos Essenciais: Políticas de Saúde Pública para Países em 
Desenvolvimento, cit.). 
Não há espaço entretanto, para a abordagem de todas essas 
questões nesta sede. Por isso, gostaria de me limitar à análise de um 
importante precedente que acaba de ser julgado no âmbito da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se do REsp n° 325.158/SP, 
de minha relataria, mas no qual eu restei vencida pelos meus colegas de 
Turma, tendo sido designado relator para acórdão o i. Min. Carlos Alberto 
Menezes Direito. 
Tratava-se de uma ação proposta por uma sociedade que se 
dedicava à produção de pilhas, acumuladores de energia, baterias 
automotivas e industriais e no-brakes, e que tinha registrado, no Brasil, a 
sigla UPS como marca de seus produtos. A ação visava a impedir a 
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A ré argumentou que o termo UPS significava, em inglês, 
Uninterruptible Power Supply, designando, na verdade, o próprio produto. 
A sigla não seria, portanto, passível de registro como marca, nos termos 
do artigo 124, inc. VI, da Lei n° 9.279/96. 
A peculiaridade da hipótese é que esse argumento foi 
desenvolvido como matéria de defesa, e não por via principal, em ação 
anulatória de registro. Assim, o cerne da controvérsia consistia em saber 
se é possível ao Tribunal, uma vez registrada a marca, desconsiderar esse 
registro diante da alegação de sua nulidade, ou se apenas em ação 
própria isso poderia ser feito. 
Em meu voto, defendi a tese de que a nulidade do registro 
macula-o em todos os feitos nos quais a questão seja discutida, 
independentemente da propositura de ação para esse fim. Observei, 
naquela ocasião, que o artigo 56, § 1°, da Lei n° 9.279/96, tratando de 
patentes, autoriza que a argüição de nulidade do registro seja feita como 
matéria de defesa. Da mesma forma, o artigo 205 desse mesmo diploma 
legal prevê a possibilidade de que, na ação penal em que se discute crime 
contra a propriedade industrial, a nulidade do registro também fosse 
argüida como matéria de defesa. 
Há lacuna, na Lei, apenas no que diz respeito ao registro de 
marcas. Não obstante essa lacuna, não haveria motivos, em minha 
opinião, para que essa regra não fosse também estendida para o âmbito 
civil, e para lides em que se discutia violação ao registro de marcas. 
Essa idéia era reforçada, conforme observei naquela 
oportunidade, pelo fato de que o artigo 165 reputa nulo, e não anulável, o 
registro concedido em desconformidade com o que dispõe a Lei. Sendo 
assim, não haveria óbice para seu reconhecimento, sobretudo 
considerando que o sistema de nulidades em nosso ordenamento, via de 
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que ocorre apenas em sede de anulação, que demanda sentença 
constitutiva-negativa para produzir efeitos). 
Não obstante os argumentos apresentados por ocasião do 
julgamento do processo ora comentado, não fui acompanhada pelos meus 
pares na Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento 
que prevaleceu no referido julgamento, ocorrido há poucos dias, em 10 de 
agosto de 2006, é o de que a nulidade de marcas somente pode ser 
argüida em ação própria, cuja tramitação se daria perante a Justiça 
Federal, com a participação do INPI. 
Com a devida vênia aos colegas de Terceira Turma, ainda 
parece mais conveniente que se possibilite a argüição de nulidade do 
registro da marca como matéria de defesa. E estar atenta ao princípio da 
celeridade e economia processuais. 
Com efeito, há um motivo bastante claro para que a Lei 
comine com pena de nulidade o registro feito em desconformidade com os 
princípios da propriedade industrial. 
Esse motivo é o predominante interesse público a ser 
protegido. Assim, não admitir que outras empresas utilizem, na 
comercialização de seus produtos, o nome do próprio produto, dando 
validade a um registro irregular, e fazê-lo meramente sob o fundamento 
de que não houve a propositura de uma ação específica para o 
reconhecimento da mencionada nulidade, parece-me exagerado e contra-
producente. 
De todo modo, esse foi o posicionamento da maioria, na 
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, e a ele devemos nos 
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Há inúmeras outras questões que poderiam ser ainda 
analisadas, mas o tempo de que disponho não me permite maior 
aprofundamento sobre todas elas. Portanto, pedindo desculpas a todos os 
ouvintes pelas inúmeras omissões em que incorri, encerro esta breve 
exposição com meu profundo agradecimento aos organizadores e com os 
votos de que tenha podido colaborar, ao menos um pouco, para a 




Ministra Fátima Nancy Andrighi: Juiz Rader, é um prazer 
imenso poder ouvi-lo e assisti-lo. Como magistrada – e já estou 
completando 30 anos de carreira no final deste ano –, sempre considerei, 
no processo, a prova como o ponto mais difícil. Como o juiz norte-
americano trabalha para coletar as provas? Que auxílio ele tem? De quais 
instrumentos ele dispõe, para que nós, juízes brasileiros, também 
possamos aprender e trocar experiências com os senhores? 
Randall Rader: I think, my esteemed colleague for whom I 
have great respect, the proof of damages is always presented by in two 
forms: you need the facts, meaning you will need proof of how many 
rackets or pills or computers were sold; you will need proof of the cost of 
those computers, the production costs; you will need proof of how much 
they sold for under profit margins; but then you will also need a second 
kind of proof: you will need expert opinion from an economist, because, 
remember, the infringer actually was in the marketplace. To calculate 
damages, we remove them from the marketplace and try to evaluate what 
would have happened without infringement. You need an economist to 
talk about how sensitive the price is in the marketplace, how much the 
royalty would likely have been for those products that were not eligible for 
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with the patented product, the strings and the cover in our tennis racket 
example. The damages part of the trial can often feature several days of 
testimony and several witnesses for very important trials. But once again, 
it is a very important part of the enforcement of intellectual property. 
Thank you. 
Otto Licks: Juiz Rader, o senhor mencionou, o cálculo das 
indenizações, da indenização punitiva, mas logo após a intervenção da 
Ministra, o senhor mencionou a prova como sendo essencial. No Direito 
brasileiro, provar custa muito caro e provar não significa o trabalho do 
Perito do juízo. Então, na maioria das vezes, juntar o parecer de um 
economista e juntar as provas necessárias significa um investimento de 
muito dinheiro. Infelizmente, no Brasil, isso não é considerado, não é 
levado pelos nossos Juizes, neste momento, como parte daquilo que o 
titular da patente deveria recuperar no final de um processo. Como isso 
funciona nos Estados Unidos? Todos os custos para estabelecer a prova 
podem ser recuperados por aquele que ganhou a ação? 
Randall Rader: I should have explained this is part of my 
presentation, but it applies to the entire trial, not just the damages 
calculation, and that is, of course, you usually get your attorney fees, 
meaning that the winning party very often receives the cost of the 
attorneys that the losing party has to pay. So, the losing party pays for 
the attorneys for the winning party. I also mentioned that there are many 
witnesses, there are many exhibits that are prepared for the trial. Those 
can also be expensive. All of those costs are paid also by the losing party. 
So the costs and the attorney fees go on top of the damages. 
Ministra Fátima Nancy Andrighi: Exatamente em atenção 
ao que o Dr. Otto Licks ponderou, mas no caso, por exemplo, de a 
colheita da prova ser muito difícil ou, ainda, demandar alto custo, como 
ocorre no Brasil, e, por ser a prática ilícita cometida muitas vezes por 
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tribunais com o entendimento de que se ocorre uma violação ao próprio 
Direito, tal fato dá ensejo a uma indenização, independentemente de 
produção da prova. Isso ocorre nos Estados Unidos? 
Randall Rader: In every case, you receive at least a 
reasonable royalty, even with little or no proof. If you can show that there 
was infringement and you lost a great number of sales, you will at least 
get a reasonable royalty for all of those sales, and the judge has dis-
cretion if the evidence is quite thin to decide own his or her own what that 
reasonable royalty will be. So, yes, there are always damages and they 
are in the discretion of the court when there is little evidence. 
Desembargador André Fontes: Inicialmente não poderia 
deixar de cumprimentar os palestrantes, mas também não gostaria de 
tomar o tempo na pergunta. Na verdade, gostaria de citar uma questão 
para o dr. André Gustavo Andrade sobre os danos punitivos. Uma das 
questões mais controvertidas é exatamente a da punição que o dano 
traria, e esse conceito nos parece realmente – e de fato é – trazido do 
sistema norte-americano em especial e traz com eles problemas que nós, 
no Brasil, não conseguimos resolver que é o problema de um suposto ne 
bis in idem, especialmente em crimes culposos ou, em linhas gerais, em 
crimes de negligência, no qual a censura que apareça no dupla (?). Isso 
acontece nos Estados Unidos porque percebemos, reconhecemos nos 
jornais, especialmente, casos diários nos quais artistas, pessoas muito 
conhecidas, acabam negociando até situações criminais por conta de 
indenização. Então, esse é um problema, eu até diria epistemológico, para 
ser resolvido no nosso país, do sistema continental. 
Mas, por conta disso, gostaria de lembrar e citar a questão, de 
que se encontrou, de certa maneira, aqui, no nosso país, uma solução, eu 
diria não intermediária, mas mais conforme ao nosso sistema, que é o dos 
chamados "fatores de atribuição", já que o dano, com a punição, daria 
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uma grande parte dos autores sustenta isso, de fato, mas nós poderíamos 
indagar se a figura dos fatores de atribuição, que têm apenas um dado 
externo complementar de acréscimo a censura social, ou melhor, a 
solidariedade e não a censura, melhor dizendo, mas a solidariedade, que 
fundamenta o dano moral, essa solidariedade social seria ou comportaria 
acréscimos agregados, individualizados, em função de cada 
comportamento. 
Um caso famoso, envolvendo uma conhecida personagem da 
sociedade do Rio de Janeiro, e um conhecido autor também, citou dizendo 
que ela era uma pessoa que estava em decadência, e um caso julgado, no 
Rio de Janeiro, inclusive pelo desembargador Nagib Slaibi Filho, que fez a 
divisão por dizer que ela estava nas condições tais e fixaria o valor "X"; 
por dizer que o valor é tal, fixo o valor "X", e foi classificando, separando, 
distinguindo cada um dos aspectos da observação feita pelo autor numa 
crítica em jornal. 
Isso não... em momento algum – e o cuidado dele foi esse – 
foi não dar a isso um caráter de punição e, então, discutia-se: "afinal de 
contas, que fundamentos seriam esses? Se é punição teoricamente 
estaríamos obrigados a discutir até que ponto isso interferiria na censura 
penal. E de fato é uma questão ainda não resolvida. Mas se pensarmos 
nisso como um fator de atribuição, um dado externo que agrega e que 
altera o valor da solidariedade, a solidariedade da sociedade para com a 
vítima, gerando com isso um incremento nos valores, na reparação que 
lhe deve ser paga, isso me parece que seria talvez mais adequado e talvez 
menos controvertido. 
Entretanto, a teoria que acabou mais se desenvolvendo na 
Argentina e raramente acontece no Brasil, não encontrou essa mesma 
ressonância, não sei se pelo vigor, pela pujança da literatura ou talvez dos 
influxos norte-americanos no País, mas o fato é que essa outra teoria nos 
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teoricamente, na tutela da personalidade – até tenho dúvidas se só o 
direito da personalidade, que é o limite ao dano moral, talvez seja melhor 
liberar os interesses em geral, porque o dano moral também cria limites, 
fronteiras, que o dano moral talvez pudesse, eventualmente, ultrapassar. 
Mas, será que os fatores de atribuição não seriam, talvez, um 
fenômeno mais ajustável ao Direito Continental? É uma questão que eu 
suscitaria. 
André Gustavo Correa de Andrade: Eu queria agradecer a 
pergunta do Desembargador André Fontes, mas esse agradecimento vem 
acompanhado de uma reclamação, porque o Desembargador André Fontes 
é meu amigo pessoal, a quem eu prezo e considero muito, de modo que o 
mínimo que eu poderia esperar é que ele antes me avisasse: "Olha, vou te 
perguntar sobre tal assunto", para que eu pudesse me preparar para 
responder adequadamente. Mas, enfim, como somos muito amigos, vou 
levar em consideração a amizade e não vou ficar chateado com isso. 
Em relação ao princípio ne bis in idem, procuro, na minha 
obra, elencar os diversos óbices que são comumente levantados contra a 
aplicação da indenização punitiva, e um deles é esse que o 
Desembargador André Fontes mencionou: não seria possível a aplicação 
de uma segunda pena ao mesmo fato. O que procuro expor em relação a 
isso é que é característica do nosso Direito a possibilidade de aplicação de 
mais de um tipo de sanção, para um mesmo fato, em esferas diferentes. 
Não é algo estranho ao nosso Direito, por exemplo, a aplicação de uma 
sanção de natureza administrativa paralelamente à imposição de uma 
sanção de natureza civil, por exemplo. Temos diversos exemplos, na 
nossa legislação, em que se aplica uma sanção administrativa, sem que 
isso impeça a aplicação de uma sanção civil; do mesmo modo, da 
aplicação de sanção civil e de sanção penal. Mas alguns dirão: "Bom, mas 
aí temos naturezas distintas. Essa sanção civil que você está mencionando 
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portanto, de natureza completamente distintas." Mas isso não se pode 
dizer, por exemplo, quando se fala na aplicação de uma multa tributária 
ou uma sanção administrativa de interdição e uma sanção criminal, ambas 
com natureza penal. Em tais casos não se invoca o princípio ne bis in 
idem. Mas reconheço que é razoável, mais do que razoável, que na 
aplicação da indenização punitiva seja levada em consideração a aplicação 
de uma sanção na esfera penal, de modo que se o infrator já foi punido na 
esfera criminal, inclusive com a aplicação de pena de multa, de uma 
sanção pecuniária, que isso seja levado em consideração na hora da 
fixação da indenização punitiva. Acho razoável, mais do que razoável. 
No Direito norte-americano, aqueles que defendem a 
indenização punitiva sustentam, entre outras coisas, que ela atua como 
forma de complementar, muitas vezes, a aplicação da Lei Penal. Naqueles 
casos em que a Lei Penal não se aplica, por ser a conduta atípica, ou em 
que ela é aplicada de forma deficiente, a indenização punitiva teria um 
papel fundamental. Mas é possível que, na esfera penal, seja aplicada 
uma pena eficaz, proporcional em relação ao delito. Pergunta-se: ainda 
assim caberia espaço para aplicação de uma indenização punitiva? Bom, aí 
teríamos que ver se, efetivamente, aquela multa pecuniária desempenhou 
o seu papel de prevenção do dano, de dissuasão do ofensor. Se 
chegarmos à conclusão que sim, realmente me parece desnecessária a 
aplicação de qualquer plus de indenização. Mas se dissermos, "não, poder-
se-ia chegar um pouco mais adiante", então, vamos fixar um valor de 
indenização punitiva, mas considerando o valor aplicado na esfera penal. 
Acho razoável isso. 
Então, creio que com isso respeitaríamos o princípio ne bis in 
idem e não haveria essa duplicidade de punição, esse excesso de punição 
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Maria Edina Portinari: Primeiro, gostaria de parabenizar os 
palestrantes porque, de fato, para nós, militantes nessa área, ver como o 
entendimento do Judiciário está mudando nessa área indenizatória é um 
incentivo muito grande. A minha pergunta vai mais direcionada para a 
ministra Nancy, quando ela menciona a necessidade de se aplicar o 
princípio da celeridade, da economia processual nas nulidades, quando se 
suscita a nulidade como defesa que, na hipótese seria apenas aplicada 
naquele caso e não erga omnes numa ação de nulidade em que 
participaria o INPI, que é a autoridade que concedeu o registro ou a 
patente. 
Deve chegar brevemente ao STJ uma outra questão que não 
está pacificada no Tribunal Federal Regional da 2ª Região, que é a 
competência da Justiça Federal nas ações de nulidade de registro de 
marca dos pedidos acessórios, que são: a) abstenção do uso das marcas e 
o pleito indenizatório, em função de um uso indevido, por um registro 
nulo. E essa questão está dividida no... a posição do dr. André é contrária 
à acumulação dos pedidos, ou seja, a competência da Justiça Federal para 
julgar esses pedidos, tendo em vista que o INPI não tem interesse nessa 
questão indenizatória nem na abstenção do uso da marca. 
É uma questão que eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa 
Excelência. Obrigada. 
Ministra Fátima Nancy Andrighi: Dra. Portinari, agradeço 
imensamente a pergunta, mas infelizmente vou ser indelicada – não posso 
e não devo responder à indagação, porque conforme a senhora afirmou, o 
processo está chegando ao Superior Tribunal de Justiça, o que impede a 
minha manifestação a respeito do tema, porque de acordo com a 
competência, a matéria será julgada pela Seção de Direito Privado onde 
eu atuo. Posicionar-me sobre a questão antecipadamente, gera o meu 
futuro impedimento para o julgamento do referido recurso especial. 
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peço-lhe perdão, antecipado, pelo silêncio, que nada mais é do que o ônus 
do mister que desempenho. 
Valdir Rocha: A minha pergunta é para o dr. André Gustavo: 
em violações de Direito Autoral, a lei permite que o juiz estipule, na 
ausência de provas do dano, por exemplo, ausência de livros contábeis, 
que ele possa arbitrar em até 3 mil vezes o valor do bem violado. Esse 
critério tem sido aplicado, por analogia, pelo Judiciário, em casos de 
violação de marcas. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa aplicação 
analógica em violação de outros direitos de propriedade intelectual, 
marcas, desenhos industriais, etc, e se, dependendo da situação, isso não 
poderia ser entendido como indenização punitiva parcial, se arbitrada em 
3 mil vezes o valor do bem. 
André Gustavo Correa de Andrade: Digo sempre que toda 
vez que uma indenização é aplicada, sem que se leve em consideração o 
dano efetivo, há aí, pelo menos, a suspeita de um caráter punitivo nessa 
indenização. De modo que, muitas vezes, essa indenização, prevista na 
Lei dos Direitos Autorais, pode atuar como forma de indenização punitiva. 
Isso ocorrerá se esses 3 mil exemplares, na verdade, superarem o efetivo 
prejuízo ou os lucros cessantes. De toda sorte, a finalidade dessa 
indenização seria ressarcir um dano material, um lucro cessante. Enfim, 
não diz respeito ao dano moral, que é, pelo menos entre nós, o campo 
natural de aplicação da indenização punitiva. 
E aqui, aproveito a sua pergunta para fazer um parêntese. No 
Direito Norte-Americano, no Sistema de common law, a indenização 
punitiva não está atrelada ao dano moral. Na verdade, eles nem falam 
propriamente em dano moral. Mais uma vez agradeço ter aqui a presença 
do jurista norte-americano, Dr. Randall Rader, para me ouvir falar do 
instituto sobre o qual ele certamente sabe muito mais do que eu. Mas a 
verdade é que os americanos não falam habitualmente em dano moral. 
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compreendidas dentro dessa categoria. Eles prevêem várias figuras de 
danos imateriais, danos que não têm repercussão econômica, que 
poderiam ser reunidos no conceito amplo de "Dano Moral". Mas lá eles 
aplicam a indenização punitiva sem essa preocupação de verificar se 
houve a violação a um direito imaterial. Lá, no sistema de common law, é 
da essência da responsabilidade civil a preocupação com a prevenção do 
dano, com a punição de condutas especialmente reprováveis. 
Mas, no nosso sistema, no sistema brasileiro, no sistema de 
civil law, encontro uma certa dificuldade, para dizer o menos, na aplicação 
da indenização punitiva fora do âmbito do dano moral, porque, no dano 
moral, podemos justificar a indenização punitiva com base na proteção 
dos direitos da personalidade, desses direitos mais caros ao homem e que 
não podem ser protegidos se não através da aplicação da indenização 
punitiva. Está aí, no caso do lucro ilícito, no caso de pessoas que agem de 
uma forma absolutamente reprovável e que estão dispostas a arcar com 
as conseqüências de uma indenização meramente reparatória ou 
compensatória, para poder praticar o ato ilícito. 
Brinco com os meus colegas: quantas pessoas não devem 
estar dispostas a pagar – e agora estou falando aqui até na esfera penal, 
na esfera criminal – o preço de uma cesta básica para dar um sopapo em 
alguém. Não é verdade? E quantos também não estão dispostos a pagar o 
preço de uma indenização compensatória, pessoas de alto poder 
aquisitivo, para difamar uma outra pessoa, para agredir uma outra 
pessoa? Pagar, é claro, uma indenização compensatória, nos parâmetros 
que são considerados na nossa jurisprudência atual. A indenização 
punitiva, então, atua como o único meio de convencer pessoas como 
essas a não praticarem atos ilícitos. 
Mas, voltando à indagação formulada, vejo com bons olhos a 
possibilidade de aplicação analógica dessa regra da Lei do Direito Autoral 









indenização punitiva, seria um instrumento importante e interessante. 
Mas, de toda sorte, há de reconhecer que esse é um mecanismo que visa 
a aplicar uma indenização para caso de dano presumido, de âmbito 
material e não moral. 
